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CENTRO ORGANIZACION MUNDIAL
DE ARBITRAJE DE LA PROPIEDAD
Y MEDIACION INTELECTUAL

DECISION DEL GRUPO DE EXPERTOS
Bank of America Corporation c. Registration Private
Caso No. DMX2022-0014

1. Las Partes

El Promovente es Bank of America Corporation, Estados Unidos de América, representada por Legarreta y
Asociados, S.C., México.

El Titular es Registration Private, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bofa.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una divisién de NIC México) (“Registry
.MX”). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com.

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentd ante el Centro de Arbitraje y Mediacion de la OMPI (el “Centro”) el 31 de marzo de
2022. EIl 1 de abril de 2022 el Centro envié a Registry .MX por correo electréonico una solicitud de
verificacion registral en relacién con el nombre de dominio en disputa. El mismo 1 de abril de 2022, Registry
.MX envi6 al Centro, por correo electrénico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura
como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturacion.

El Centro verificd que la Solicitud cumplia los requisitos formales de la Politica de solucién de controversias
en materia de nombres de dominio para “.MX” (la “Politica” o “LDRP”), el Reglamento de la Politica de
solucion de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (el “Reglamento”), y el Reglamento
Adicional del Centro relativo a la Politica de solucién de controversias en materia de nombres de dominio
para “.MX” (el “Reglamento Adicional”).

En apego al articulo 4 del Reglamento, el Centro notificé formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo
al procedimiento el 5 de abril de 2022. De conformidad con el articulo 5 del Reglamento, el plazo para
contestar la Solicitud se fijé para el 25 de abril de 2022. EI Titular no contesto a la Solicitud. Por
consiguiente, el Centro notifico al Titular su falta de personacién y ausencia de contestacion a la Solicitud el
26 de abril de 2022.

El Centro nombr6 a Reynaldo Urtiaga Escobar como miembro Unico del Grupo de Expertos el dia 2 de mayo
de 2022, previa recepcion de su Declaracion de Aceptacion y de Imparcialidad e Independencia, en
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conformidad con el articulo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las
normas del procedimiento.

El procedimiento se conduce en espafiol de acuerdo con la regla por defecto del articulo 13.A del
Reglamento:

“A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento sera el espafol.”

Después de revisar las constancias que integran el expediente, el Experto esta satisfecho de que tanto el
Promovente como el Titular tuvieron una oportunidad justa y equitativa de exponer su caso.

4. Antecedentes de Hecho

El Promovente es el segundo banco mas grande de los Estados Unidos de América por valor de activos
(2.16 trillones de délares)?!, cuenta aproximadamente con 67 millones de clientes y opera en mas de 35
paises ademas de los Estados Unidos de América.?

En México, el Promovente tiene registrada la marca BOFA desde el 22 de marzo de 2010 (Reg. No.
1149726) para amparar servicios bancarios y financieros, entre otros, comprendidos en la clase 36 del
nomenclador internacional.

En los Estados Unidos de América, el Promovente tiene registrada la marca B OF A desde el 16 de abril de
1968 (Reg. No. 0847761) para amparar servicios bancarios y de financiamiento comprendidos en la clase

36 del nomenclador internacional.

En la Union Europea, el Promovente tiene registrada la marca BOFA desde el 5 de julio de 2010 (Reg. No.
008809345) para amparar servicios comprendidos en las clases 36 y 42 del nomenclador internacional.

Ademaés, el Promovente posee registros de la marca BOFA en inter alia, China, Australia y Canada.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de octubre de 2018 y tiempo después se puso a la
venta en el portal de SEDO por USD 2,000. En otro momento, el nombre de dominio en disputa fue

enlazado al sitio Web del Promovente “www.bankofamerica.com”.

Al momento de dictarse esta decisién, el nombre de dominio en disputa no hospeda ningun sitio Web activo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

En resumen, el Promovente alega lo siguiente:

i. La marca BOFA del Promovente, que resulta de la abreviacién de “Bank of America”, ha adquirido un
grado excepcional de distincion y reconocimiento en la industria financiera y entre los consumidores de
productos y servicios financieros;

ii. El nombre de dominio en disputa resulta ser idéntico a las marcas BOFA del Promovente;

iii. El Promovente no tiene ninguna relacion con el nombre de dominio en disputa ni con el Titular;

iv. El nombre de dominio en disputa no esta identificado con ningin derecho o interés legitimo del Titular

1 Largest Banks in the US by Assets (2022) (insiderintelligence.com)
2 https://newsroom.bankofamerica.com/companyoverview


https://www.insiderintelligence.com/insights/largest-banks-us-list/
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ya que corresponde al nombre de un banco que goza de fama y notoriedad en el mundo;

V. De la informacién recabada por el Promovente no se desprende que el Titular sea conocido por el
nombre de dominio en disputa;

Vi. El Promovente no ha otorgado licencia, permiso o autorizacién para que el Titular incorpore o imite la
marca BOFA del Promovente;

vii.  El Promovente no patrocina ni respalda las actividades del Titular en ningin aspecto y no ha dado su
consentimiento para que el Titular use y explote las marcas del Promovente en el nombre de dominio en
disputa;

viii. Al momento de presentar la Solicitud, el Titular esta utilizando el nombre de dominio en disputa para
redirigirlo al sitio Web del Promovente, lo cual podria hacer de una manera pasajera para que el consumidor
lo asocie como legitimo y posteriormente utilizarlo ya sea para captar informacion y posteriormente utilizarla
de manera ilegal con el propésito de hacerse de recursos econémicos que legitimamente no le
corresponden;

iX. El Promovente ha notado que el Titular puso en venta el nombre de dominio en disputa por la
cantidad de USD 2.000;

X. El hecho de que el nombre de dominio en disputa redirija al sitio Web del Promovente implica
claramente que el Titular sabe que BOFA significa “Bank of America” y que la puesta en venta del nombre
de dominio en disputa se basa en esa connotacion, por lo que el intento de obtener un lucro a costa de la
marca BOFA es claramente ilegitimo;

Xi. El Titular ha registrado y esta usando el nombre de dominio en disputa de mala fe, ocupando un
nombre de dominio sobre el cual no tiene derechos e impidiendo que el Promovente refleje su marca en un
nombre de dominio;

xii.  En el caso particular, la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa se establece
por el hecho de que: a) el nombre de dominio en disputa incorpora completamente la marca BOFA del
Promovente; b) el nombre de dominio en disputa fue creado por el Titular mucho después de la fecha de
registro de las marcas BOFA del Promovente, y c) el nombre de dominio en disputa redirige al sitio Web del
Promovente;

xiii.  El nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de octubre de 2018, es decir, mucho después
de que la marca BOFA fuera conocida por el publico por el publico y no ha sido utilizado por el Titular para
una oferta legitima sino solamente como redireccionamiento ocasional al sitio Web del Promovente o para
intentar venderlo con animo de lucro.

B. Titular

El Titular no contest6 la Solicitud.

6. Debate y conclusiones
A. Preliminar

En vista de que la Politica es una variante de la UDRP, el Experto considera apropiado referirse a
decisiones previas adoptadas bajo la UDRP y a la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los
grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Politica UDRP, tercera edicion
(“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
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B. General

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1.a de la Politica, para prevalecer en su accién de
transferencia, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de los tres requisitos siguientes:

i. El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar en grado de confusién con respecto a una
marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominacion de origen o
reserva de derechos sobre la que tiene derechos el Promovente;

il El Titular no tiene derechos o intereses legitimos en relacion con el nombre de dominio en disputa;
iii. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.
C. Identidad o similitud en grado de confusién

La cuestidn principal en este apartado se reduce a determinar mediante una comparacion visual o fonética
si la cadena alfanumérica que conforma el nombre de dominio en disputa es idéntica o similar en grado de
confusion a la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciéon de
origen o reserva de derechos del Promovente.

La Solicitud se funda en registros de marca estadounidense, mexicano y de la Unién Europea, entre otros,
que amparan las marcas B OF Ay BOFA.

Una vez demostrada la existencia de marcas registradas que amparan las denominaciones “B of A” y “Bofa”
se procede a comparar estas con el nombre de dominio en disputa.

Al confrontar las marcas B OF A y BOFA con el nombre de dominio en disputa <bofa.mx> salta a la vista la
coincidencia exacta, letra por letra, del nombre de dominio en disputa con las marcas registradas del
Promovente, excluyendo de la comparacion el codigo territorial “.mx™ por tratarse de un elemento de
caracter técnico (dominio de nivel superior®) de los nombres de dominio en general.

Por ende, el Experto tiene por superado el primer umbral del articulo 1.a) de la Politica.
D. Derechos o intereses legitimos

El articulo 1.c de la Politica contempla de forma no exhaustiva las siguientes hipétesis demostrativas de
derechos e intereses legitimos sobre un nombre dominio:

i. antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se
han efectuado preparativos demostrables para su utilizacion, o un nombre correspondiente al nombre de
dominio en relacién con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien juridicamente tutelado por
alguna reserva de derechos;

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organizacion) ha sido conocido comunmente por el
nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominacion de origen o reserva de derechos; o

iii. se hace un uso legitimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intencion de desviar a los
consumidores de manera equivoca o de empafiar el buen nombre de la marca de productos o de servicios
registrada, aviso comercial registrado, denominacion de origen o reserva de derechos en cuestiéon con
animo de lucro.

Con relacion a este requisito, el Promovente afirma y acredita prima facie que:

3 Mejor conocido como TLD (Top Level Domain) por sus siglas en inglés.
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a) el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa;
b) el Titular no tiene licencia ni permiso del Promovente para usar y explotar las marcas B OF A y BOFA
en el nombre de dominio en disputa;

Estas alegaciones, que no fueron refutadas por el Titular, resultan verosimiles al Experto a la luz de las
constancias que integran el expediente.

Asimismo, el Promovente acredita documentalmente que el Titular ha puesto a la venta el nombre de
dominio en disputa en el sitio Web de SEDO por USD 2.000. El Promovente sostiene que este uso del
nombre de dominio en disputa no configura un ofrecimiento de buena fe de productos o servicios ni un uso
legitimo o leal y no comercial del nombre de dominio en disputa para efectos de la Politica.

Al revisar la evidencia documental de fecha 25 de marzo de 2022 que exhibié el Promovente (Anexo 16 de
la Solicitud), el Experto pudo corroborar que el nombre de dominio en disputa estuvo aparcado en el portal
de SEDO, donde se ofert6 a la venta al publico por un precio de USD 2.000.

De igual modo, al examinar los resultados del reporte obtenido el 25 de febrero de 2022 del sitio
“wheregoes.com” que fue presentado como evidencia con respecto al nombre de dominio en disputa y que
el Promovente adjunté a la Solicitud como Anexo 17, el Experto comprob6 que el nombre de dominio en
disputa estuvo ligado al sitio “www.bankofamerica.com” perteneciente al Promovente.

Toda vez que el término “Bofa” corresponde al acrénimo, nombre comercial y marca que el Promovente usa
en el mercado internacional de servicios financieros, asi como en su portal de Internet y redes sociales, el
Experto encuentra que la conducta desplegada por el Titular no revela ningln uso real y legitimo del nombre
de dominio en disputa.

Asimismo, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa, al ser idéntico a las marcas del
Promovente, conlleva un alto riesgo de confusién con el Promovente porque sugiere una asociacion
implicita con sus marcas B OF A y BOFA, siendo ello incompatible con un uso justo del nombre de dominio
en disputa. Ver Sinopsis de la OMPI 3.0, seccién 2.5.

En consecuencia, el Experto concluye que el Titular carece de derechos e intereses legitimos en el nombre
de dominio en disputa.

De esta manera se cumple con la condicion prevista en el articulo 1.a).ii) de la Politica.
E. Registro o uso de mala fe

El articulo 1.b de la Politica establece de manera enunciativa, mas no limitativa, diversos supuestos de mala
fe en el registro o uso de un nombre de dominio en disputa:

i. circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al
promovente, que es el titular de un registro de marca de productos o servicios, un aviso comercial, titular de
la autorizacién de uso de una denominacion de origen o titular de derechos de un titulo reservado o a un
competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estan
relacionados directamente con el registro del nombre de dominio; o

ii. el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular del registro de la marca de
productos o servicios, aviso comercial registrado, denominacién de origen o reserva de derechos refleje su
marca, aviso comercial, denominacion de origen o titulo en un nombre de dominio correspondiente, siempre
y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa indole; o

iii. el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad
comercial de un competidor; o
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iv. el nombre de dominio se ha utilizado con la intencién de atraer usuarios de Internet a un sitio web o a
cualquier otro sitio conectado en linea, con animo de lucro, creando la posibilidad de asociacién entre el
nombre de dominio y la denominacion del promovente, con relacién a algin patrocinio, afiliaciéon o la
promocion del sitio web, o de un producto o servicio, 0 una publicacién o difusion periédica identificada por
un titulo reservado, que se aprecie en el sitio web.

De entrada, el Experto hace notar que, a diferencia de la UDRP, la Politica Gnicamente requiere que el
nombre de dominio en disputa se haya registrado de mala fe o bien se utilice de mala fe para tener por
satisfecho el tercer elemento de la accion.

En términos generales, la mala fe se produce cuando el titular toma ventaja indebida o abusa de la marca
del promovente. Ver seccién 3.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

El Experto toma nota de que las marcas B OF A y BOFA son distintivas y gozan de amplio reconocimiento y
prestigio en el sector financiero internacional. El registro mas remoto de la marca B OF A data del 16 de
abril de 1968, mientras que el registro primigenio de la marca BOFA esta vigente desde el 22 de marzo de
2010. Ver seccion 4 supra. De ahi que, el registro de la marca B OF A en los Estados Unidos de América
es anterior al registro del nombre de dominio en disputa por mas de 50 afios, mientras que el registro de la
marca BOFA en México antecede el registro del nombre de dominio en disputa por mas de 8 afios.

De ello se sigue que, a juicio de este Experto, las marcas B OF A y BOFA del Promovente no podian ser
ignoradas por el Titular al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, ya que este es idéntico a
las citadas marcas distintivas, reconocidas internacionalmente, y registradas en los Estados Unidos de
América, México, Canada, la Unién Europea, Australia y China, entre otras jurisdicciones.

Por otra parte, el nombre de dominio en disputa reenvié automaticamente a sus visitantes al portal
“www.bankofamerica.com” del Promovente, como acredita el reporte exhibido por el Promovente en el
Anexo 17 de la Solicitud.

Asimismo, el Promovente acredité que el Titular puso en venta el nombre de dominio en disputa a un precio
de USD 2,000 délares en el sitio web de SEDO.

Las circunstancias en que se ha venido usando el nombre de dominio en disputa denotan mala fe en el
registro y uso del nombre de dominio en disputa ya que el Titular ha pretendido obtener una ganancia
(ilicita) a costa de la reputacion de las marcas B OF Ay BOFA del Promovente. En vista de todo lo cual, el
Experto determina que el Titular registré de mala fe y ha venido usando de mala fe el nombre de dominio en
disputa.

Asi se cumple el tercer requisito del articulo 1.a. de la Politica.

7. Decision

Por las razones expuestas, en conformidad con los articulos 1 de la Politica 'y 19 y 20 del Reglamento, el
Experto ordena que el nombre de dominio <bofa.mx> sea transferido al Promovente.

/Reynaldo Urtiaga Escobar/

Reynaldo Urtiaga Escobar
Experto Unico

Fecha: 18 de mayo de 2022
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